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POSTANOWIENIE

Dnia 7 maja 2020 r.

Sad Okregowy w Warszawie XXII Wydziat
Sad Unijnych Znakéw Towarowych i Wzoréw Wspoélnotowych
w skfadzie nastepujgcym:

Przewodniczacy sedzia SO Beata Piwowarska
po rozpoznaniu ha posiedzeniu niejawnym w dniu 7 maja 2020 r. w Warszawie
sprawy z wniosku V.Limited z siedzibg w Nikozji (Cypr)
z udziatem P. S.A. z siedzibg w Bielsku Bialej

0 udzielenie zabezpieczenia

postanawia: oddali¢ wniosek.



Sygn. akt XXIl GWo 23/20

UZASADNIENIE

4 maja 2020 r. V. Limited z siedzibg w Nikozji wniosta o udzielenie zabezpieczenia
roszczenia, z tytutu naruszenia praw wytgcznych do unijnych znakéw towarowych, przystugujacego jej
przeciwko P. S.A. z siedzibg w Bielsku-Biatej o zakazanie produkowania, wprowadzania na obrotu,

oferowania, a takze magazynowania w tym celu oraz reklamy wodki Lecg Zurawie, o wyglgdzie jak na

zdjeciach: , poprzez:

i. zajecie, na czas trwania procesu, produktéw o wygladzie jak na zdjeciach powyzej, znajdujgcych sie
w siedzibie obowigzanej pod adresem ul. (...),(...)B. oraz w innych miejscach ustalonych podczas

czynnosci komorniczych,

ii. ustanowienie, na czas trwania procesu, w stosunku do obowigzanej zakazu produkowania,
oferowania, wprowadzania do obrotu, magazynowania w tym celu, oraz reklamy produktéw o

wygladzie jak na zdjeciach powyzej.

Na podstawie art. 7567 § 1w zw. z art. 1051" §1 k.p.c. wniosta o zagrozenie P. S.A. nakazaniem
zaptaty na rzecz uprawnionej kwoty 2.000 zt za kazdy dzien naruszenia obowigzkéw wynikajgcych z

postanowienia zakazujgcego na czas trwania postepowania dziatan wskazanych w punkcie ii.

Wskazanie przez profesjonalnego petnomocnika uprawnionej, ze przyszte roszczenie, ktére
podlega¢ ma zabezpieczeniu wynika z naruszenia prawa do unijnego znaku towarowego skutkowato
pominieciem przez Sad przy czynieniu ustalen faktycznych okolicznosci odnoszgcych sie do ochrony
interesdw gospodarczych przed czynami nieuczciwej konkurencji. Kierujgc sie zasadg terytorializmu
Sad pomingt takze twierdzenia i dowody dotyczgce uzywania, wtérnej zdolnosci odrdzniajgcej

(rozpoznawalnosci) znakéw towarowych i kolizyjnych oznaczen poza terytorium Unii Europejskiej, a w

szczegollnosci w Rosiji, podmiotéw nie bedgcych stronami postepowania (CEDC), a takze innych
oznaczen (ZURAWIE), innych dziatan obowigzanej (spor o wodke ,Biaty Bocian”), nie majg one
bowiem istotnego znaczenia dla rozstrzygniecia tego sporu, m.in. dla oceny ryzyka konfuzji
konsumenckiej. (k.133-152, 175-179, 202-219)



Sad ustalit:

V. Limited z siedzibg w Nikozji nalezy do GRUPY ROUST producenta wédki w Europie
Srodkowej i Wschodniej oraz w R. . Spétka jest uprawniona do wytgcznego uzywania na terytorium
Unii Europejskiej znakéw towarowych:

- stownego JURAVLI zarejestrowanego w Urzedzie Unii Europejskiej ds. Wiasnosci Intelektualnej pod
nr 007169451 z pierwszenstwem od dnia 20 sierpnia 2008 r., chronionego m.in. dla towaréw w klasie

33. klasyfikacji nicejskiej: napoje alkoholowe (z wyjatkiem piwa), w tym wodka.

L

- przestrzennego (ﬁfff" zarejestrowanego w EUIPO, po uznaniu rejestracji miedzynarodowej, pod
nr 01270634, chronionego z pierwszenstwem od dnia 15 lipca 2015 r., m.in. dla towaréw w klasie 33.
klasyfikacji nicejskiej, w tym wodki. (dowod: swiadectwa rejestracji i wydruki z bazy EUIPO k.159-173)
Brak dowodu rzeczywistego uzywania tych znakdw towarowych przez uprawniong na terytorium Unii
Europejskiej.

P. S.A. z siedzibg w Bielsku-Biatej jest producentem napojoéw alkoholo-wych. (dowdd: odpis z
rejestru przedsiebiorcow KRS k.190-200) Spoétka produkuje i wprowadza do obrotu w niewielkich

ilociach w sieci handlowej T. wodke pod nazwg "Lecg Zurawie" w butelkach o wygladzie:

. (dowod: fotografie k.181-183, dowdd zakupu k.188, wydruk ze
strony internetowej k.185-186)



Sad zwazyt:

Przepis art. 9 ust. 2 rozporzgdzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1001 w
sprawie znaku towarowego Unii Europejskiej (tekst jednolity) z 14 czerwca 2017 r. stanowi, ze bez
uszczerbku dla praw wiasciciela nabytych przed datg zgtoszenia lub datg pierwszenstwa unijnego
znaku towarowego wiasciciel tego znaku jest uprawniony do zakazania osobom trzecim, ktére nie
majg jego zgody, uzywania w obrocie handlowym, w odniesieniu do towardéw lub ustug, oznaczenia,
m.in. w przypadku, gdy oznaczenie to:

a. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym i jest uzywane w odniesieniu do towarow lub ustug,
ktére sg identyczne z tymi, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany;

b. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne oraz jest uzywane w
odniesieniu do towardéw lub ustug, ktére sg identyczne lub podobne do towaréw lub ustug, dla ktérych
znak ten zostat zarejestrowany, jezeli istnieje prawdopodobienstwo wprowadzenia odbiorcéw w btad,
ktére obejmuje prawdopodobienstwo skojarzenia oznaczenia ze znakiem towarowym;

c. jest identyczne z unijnym znakiem towarowym lub do niego podobne, niezaleznie od tego, czy jest
ono uzywane w odniesieniu do towardéw lub ustug, ktdre sg identyczne, podobne lub niepodobne do
tych, dla ktérych znak ten zostat zarejestrowany w przypadku, gdy cieszy sie on renomg w Unii i
uzywanie tego oznaczenia bez uzasadnionej przyczyny przynosi nienalezng korzy$¢ lub jest

szkodliwe dla odrézniajgcego charakteru lub renomy unijnego znaku towarowego.

Ocena identycznosci lub podobienstwa znaku zarejestrowanego oraz przeciwstawianego mu
oznaczenia pozwanego powinna sie opiera¢ na ich zgodnosci wizualnej, fonetycznej i koncepcyjne;j.
Znaki nalezy poréwnywac catosciowo, a decydujgce znaczenie mie¢ bedg elementy odrézniajgce, a nie
opisowe. Oznaczenie moze by¢ uznane za identyczne ze znakiem, tylko wtedy, gdy powtarza — bez
dokonywania zmian lub uzupetnien — wszystkie jego elementy, lub gdy rozpatrywane jako catosc,
wykazuje nieznaczne roznice, kidre nie zostang dostrzezone przez przecietnego konsumenta. (tak
wyrok Trybunatu z 20/03/2003 r. C-291/00 L. ) Dwa znaki towarowe sg do siebie podobne, jezeli z
punktu widzenia okreslonego kregu odbiorcéw, sg przynajmniej czesciowo identyczne w jednym lub
kilku istotnych aspektach. (tak wyrok Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 M. ) Dla stwierdzenia, czy w
konkretnym przypadku znaki sg identyczne, czy tez mozna méwic zaledwie o podobienstwie, konieczne
jest dokonanie oceny wizualnych, fonetycznych i znaczeniowych cech znakéw i ich catosciowego
oddziatywania na percepcje nalezycie poinformowanego, dostatecznie uwaznego i rozsgadnego
przecietnego konsumenta. (tak wyroki Trybunatu z 20/03/2003 r. w sprawie C-291/00 L. , z 8/05/2014 r.
w sprawie C-591/12 P.

Dokonujgc oceny podobienstwa towardw i ustug nalezy bra¢ pod uwage wszystkie czynniki cha-
rakteryzujgce zachodzgce miedzy nimi relacje (zaleznosci), szczegdlnie ich rodzaj i przeznaczenie,
sposob uzywania lub korzystania z nich, warunki w jakich sg sprzedawane, a takze ich wzajemny,
konkurencyjny lub komplementarny charakter. (tak wyroki Sadu z 23/10/2002 r. w sprawie T-388/00 E., z
4/11/2003 r. w sprawie T-85/02 C.) Catosciowa ocena zaktada pewng wspotzaleznosé miedzy branymi
pod uwage czynnikami, w szczegélnosci podobienstwem znakéw oraz podobieristwem towardw/ustug,
ktérych one dotycza, przy czym niski stopierr podobieristwa towaréw i ustug moze by¢ zréwnowazony
znaczacym stopniem podobienstwa znakdéw i odwrotnie. (zasada wzajemnej zaleznosci - tak wyroki
Trybunatu z 23/10/2002 r. w sprawie T-6/01 M., z 13/09/2007 r. w sprawie C-234/06 1., z 18/12/2008 r. w
sprawie C-16/06 M.)



W mysl utrwalonego orzecznictwa, prawdopodobienstwo wprowadzenia w btad istnieje, gdy
znaczna cze$¢ wtasciwego kregu odbiorcédw mogtaby zostac¢ skioniona do omytkowego zakupu towaru
pozwanego, myslac, ze jest to towar uprawnionego (uznajac, ze dane towary lub ustugi pochodzg z tego
samego przedsiebiorstwa), ewentualnie mogtaby uznac¢, ze dane towary lub ustugi pochodzg z przedsie-
biorstw powigzanych ze sobg gospodarczo. (tak wyroki Trybunatu z 29/09/1998 r. w sprawie C-39/97 C.,
Z 4/05/1999 r. w sprawach potgczonych C-108/97, C-109/97 W., z 22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L.)
Prawdopodobienstwo wprowadzenia w btgd powinno by¢ oceniane w sposéb catosciowy, wedtug
sposobu postrzegania okreslonego konsumenta, przy uwzglednieniu wszystkich istotnych okolicznosci
konkretnego przypadku, szczegdlnie wzajemnej zaleznosci miedzy podobienstwem oznaczen i towarow
lub ustug, ktérych one dotyczg. (tak wyroki Trybunatu z 11/11/1997 r. w sprawie C-25/95 S., z
23/03/2006 r. w sprawie C-206/04 M., z 18/12/2008 r. w sprawie C-16/06 M., z 8/05/2014 r. w sprawie C-
591/12 P. oraz wyroki Sadu z 9/07/2003 r. w sprawie T-162/01 G.i z 20/01/2010 r. w sprawie T-460/07
L.)

Wiasciwy krag odbiorcow sktada sie z przecietnych konsumentéw, nalezycie poinformowanych,
dostatecznie uwaznych i rozsadnych, przy czym poziom uwagi konsumentéw moze sie réznie
ksztattowa¢ w zaleznosci od kategorii towaréw lub ustug. (tak wyroki Trybunatu z 22/06/1999 r. w
sprawie C-342/97 L., z 6/05/2003 r. w sprawie C-104/01 L. z 12/01/2006 r. C-361/04 R.) Przecietny
konsument rzadko ma mozliwo$¢ przeprowadzenia bezposredniego poréwnania roznych znakow
towarowych, musi zazwyczaj zda¢ si¢ na zachowany w pamigci niedoskonaty ich obraz. Ryzyko konfuzji
jest tym wieksze, im silniejszy jest charakter odrézniajgcy znaku towarowego, kitdry wynika z jego
samoistnych cech lub renomy (znajomosci, rozpoznawalnosci na rynku). (tak wyroki Trybunatu z
22/06/1999 r. w sprawie C-342/97 L., z 11/11/1997 r. w sprawie C-251/95 S. i z 29/09/1998 r. w sprawie
C-39/97 C.)

Istnieje pewna wspoizaleznos¢ pomiedzy znajomoscig znaku wsrdd odbiorcéw, a jego charakte-
rem odrézniajgcym - im bardziej znak jest znany, tym bardziej wzmocniony jest jego charakter odréznia-
jacy. Przy ocenie, czy znak cieszy si¢ wysoce odrdzniajgcym charakterem wynikajgcym z jego
znajomosci wsrod odbiorcédw, nalezy rozpatrzy¢ wszystkie istotne okolicznosci danego przypadku, w
szczgolnosci udziat znaku w rynku, natezenie, zasieg geograficzny i dlugos¢ okresu jego uzywania,
wielko$¢ inwestycji dokonanych przez przedsiebiorstwo w celu jego promociji, udziat procentowy
zainteresowanych grup odbiorcow, ktérym znak umozliwia zidentyfikowanie towaréw jako pochodzgcych
z okreslonego przedsiebiorstwa, jak réwniez oswiadczenia izb handlowych i przemystowych lub
stowarzyszeh zawodowych. (tak wyrok Sadu z 12/07/2006 r. w sprawie T-277/04 V.) Ciezar
udowodnienia sity znaku towarowego i jego odrézniajgcego charakteru, spoczywa na powodzie. (art. 6
k.c.)

Skutki unijnego znaku towarowego podlegajg wylgcznie przepisom rozporzgdzenia. W ust. 3

art. 9 stanowi, ze na podstawie ust. 2 mogg by¢ zakazane w szczegdélnosci:

a) umieszczanie oznaczenia na towarach lub ich opakowaniach;

b) oferowanie towaréw, wprowadzanie ich do obrotu lub ich magazynowanie w tym celu pod takim
oznaczeniem lub oferowanie, lub $wiadczenie ustug pod tym oznaczeniem;

c) przywoéz lub wywdz towardéw pod takim oznaczeniem;

d) uzywanie oznaczenia jako nazwy handlowej lub nazwy przedsiebiorstwa, lub jako czesci tych nazw;

e) uzywanie oznaczenia w dokumentach handlowych i w reklamie;



f) uzywanie oznaczenia w reklamie poréwnawczej w sposéb sprzeczny z dyrektywg Parlamentu
Europejskiego i Rady 2006/114/WE.

Zgodnie z art. 189 ust. 1 rozporzadzenia, rejestracja miedzynarodowa wskazujgca Unie ma
skutek zgtoszenia unijnego znaku towarowego od dnia jej rejestracji w zastosowaniu art. 3 ust. 4
protokotu madryckiego lub od dnia pdzniejszego wskazania Unii w zastosowaniu art. 3 ter ust. 2

protokotu madryckiego.

Gdy sad uznaje, ze pozwany naruszyt lub ze z jego strony istnieje grozba naruszenia unijnego
znaku towarowego, wydaje, o ile nie istniejg szczegdlne powody, decyzje zakazujgcg okreslonych
dziatan. Stosuje rowniez $rodki, zgodnie z przepisami prawa krajowego, ktérych celem jest
zapewnienie przestrzegania zakazu. (art. 130 ust. 1) Oznacza to, ze jesli w prawie krajowym istniejg
inne jeszcze sposoby ($rodki ochrony) znaku przed naruszeniem, nieznane przepisom
rozporzgdzenia, sad powinien je, na wniosek powoda, zastosowaé do ochrony znaku unijnego. Odnosi
sie to wprost do przepiséw art. 296 ust. 1 i art. 286 p.w.p. Zgodnie z art. 131, do sadéw panstwa
cztonkowskiego moze by¢ ziozony wniosek o zastosowanie S$rodkow tymczasowych (w tym
zabezpieczajgcych) w odniesieniu do unijnego znaku towarowego, ktére stosuje sie, na mocy prawa

tego panstwa, do znaku krajowego. (ust.1)

Zabezpieczenia roszczen wynikajgcych z naruszenia praw wilasnosci przemystowej i zasad
uczciwej konkurencji udziela sie na zasadach ogélnych. Art. 730 § 1 k.p.c. dopuszcza udzielenie
zabezpieczenia w kazdej sprawie cywilnej podlegajgcej rozpoznaniu przez sad lub sad polubowny,
przed wszczeciem postepowania, jak i w jego toku (§ 2). Zgodnie z art. 730" k.p.c., wniosek powinien
zawiera¢ uprawdopodobnienie roszczenia oraz interesu prawnego w udzieleniu zabezpieczenia, ktory
istnieje wtedy, gdy jego brak uniemozliwi albo powaznie utrudni wykonanie zapadtego w sprawie
orzeczenia lub w inny sposob uniemozliwi albo powaznie utrudni osiggniecie celu postepowania. Przy
wyborze sposobu zabezpieczenia sad uwzglednia interesy stron w takiej mierze, aby uprawnionemu

zapewni¢ nalezytg ochrone prawng, a obowigzanego nie obcigzaé ponad potrzebe.

Zabezpieczenie roszczen pienieznych moze nastgpi¢ m.in. przez zajecie ruchomosci - art. 747
pkt 1 k.p.c. Jezeli jego przedmiotem nie jest roszczenie pieniezne, sad udziela zabezpieczenia w taki
sposob, jaki stosownie do okoliczno$ci uzna za odpowiedni, nie wytgczajac sposobdw przewidzianych
do zabezpieczenia roszczen pienieznych, w szczegdlnosci sgd moze unormowaé prawa i obowigzKki

stron na czas trwania postepowania - art. 755 § 1 pkt 1 k.p.c.

W ocenie Sadu przyszte roszczenie V. Limited nie zostalo wystarczajgco
uprawdopodobnione: W pierwszym rzedzie nalezy wskaza¢ na nieprawidtowe przedstawianie faktow
i dowoddéw, wskazanie tych, ktére nie majg znaczenia w sporze o naruszenie praw do unijnych
znakow towarowych, a przemilczenie tych, od ktérych zaleze¢ moze natozenie na obowigzang sankgc;ji

zakazowych.

Uprawniona nie wyjasnia okolicznosci rzeczywistego uzywania na terytorium ochrony dla

wodek stownego znaku towarowego JURAVLI nr 007169451 w postaci w jakiej zostat on



-
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zarejestrowany ani znaku przestrzennego S 01270634. Pierwszy z nich zostat
zarejestrowany w 2008 r. mogty zatem zaistnie¢ przestanki wygaszenia prawa wytgcznego. Brak takze
danych, czy w efekcie uzywania znak zyskat wtérng zdolno$¢ odrdzniajgca, a jesli tak, w jakim
zakresie i na jakim terytorium (ktérych panstw czionkowskich Unii Europejskiej). Od wyjasnienia tych
kwestii zaleze¢ bedzie stwierdzenie naruszenia. Uzywanie znakéw i ich znajomos¢ w Rosji sg
catkowicie ambiwalentne w sporze o znaki unijne. Dla rozpoznawalnosci znaku w relatywnym kregu
nabywcow alkoholi nieistotna jest takze popularnosé¢ wodki produkowanej w Ros;ji i dystrybuowanej

wsrdéd pracownikow CEDC w zamknietym systemie wewnatrz grupy kapitatowej.

Znak przestrzenny zawiera elementy stowny i graficzne. Pierwszy z nich to stowo ,zurawie” w
jezyku i pisane alfabetem rosyjskim. Znajomos$¢ tego jezyka w polskim spoteczenstwie, w_grupie

nabywcow alkoholu jest nieznana. Jakkolwiek jednak mozna uznac, ze jest to jezyk obcy popularny

wsrdéd Polakéw, uczony w szkotach, to wskazywane przez uprawniong 25% populacji deklarujgce jego
znajomos$C¢ nie stanowi znacznej czesci relatywnego kregu zdefiniowanych wyzej $wiadomych,
rozwaznych nabywcéw, ktérzy mogg zosta¢ wprowadzeni w btgd co do pochodzenia oferowanego im
alkoholu. Nie wiadomo przy tym jaka czes$¢ nabywcow wodki potrafi czytaé stowa pisane cyrylicg i

rozumie ich znaczenie.

N ]

Znak towarowy ma charakterystyczng srebrno-niebieskg kolorystyke korka i etykiety, na ktérej
zobrazowano ptaki. Ptak widnieje takze na opasce pod korkiem i w szkle nad etykietg. Butelka
obowigzanej ma bardzo podobny ksztatt i korek oraz wizerunek ptaka umieszczonego nad etykieta,
ktérej kolorystyka, zestawienie elementéw i napisy rdéznig sie jednak zasadniczo od znaku
uprawnionej. Wyeksponowane stowo ,zurawie”, w jezyku polskim, znajduje sie w dwdch miejscach.
Towarzyszy mu stowo ,lecg”, co zmienia znaczenie napisu kojarzgc go raczej z tytutem znanego filmu

niz z samymi ptakami.

Oczywiscie, skojarzenie miedzy wygladem butelki obowigzanej i znakiem uprawnionej jest
mozliwe, jednak Sad nie jest przekonany, by znaczna liczba oséb nalezacych do relatywnego kregu

potencjalnych nabywcoéw alkoholi mogta zostaé wprowadzona w btgd co do tego, czy woédka pod



nazwg ,Lecg zurawie” pochodzi od uprawnionej do znaku towarowego lub podmiotu powigzanego z
nig gospodarczo. Na butelce, ktéra wraz z obydwiema etykietami i opaskg pod korkiem powinna by¢
przeciwstawiona znakowi towarowemu, widniejg bowiem tresci wigzgce pochodzenie towaru z P. S.A.,

a nie z uprawniong do znakoéw towarowych.

Niewyjasnienie istotnych okolicznosci, w szczegdlnosci dotyczagcych systemu dystrybuciji, cen,
nabywcow, obcigza uprawniong, ktérej zaniechanie uniemozliwia Sagdowi dokonanie oceny
normatywnej prawdopodobienstwa wprowadzenia w btad. Brak zatem podstaw do uznania, ze P. S.A.
wkroczyta w sfere praw wytgcznych uzasadniajgcego wystapienie z roszczeniami okreslonymi w art. 9
ust. 3 w zw. z ust. 2b rozporzadzenia. W okolicznosciach sprawy do jej dziatania nie odnoszg sie
natomiast definicje naruszenia z pkt a. i c. ust. 2 art. 9 rozporzadzenia, ze wzgledu na brak podwdjnej
identycznosci oraz dowodu unijnej renomy znakéw towarowych JURAVLI i XKYPABJIU. Z tych

wzgledéw Sad postanowit o oddaleniu wniosku. (a contrario art. 730" k.p.c.)



